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I. Les faits :

11

28

28

28

18

10

II. Le

février 1983

dépdt d'une demande de brevet européen
revendiquant la priorité d'une demande

japonaise ;

mars 1984 : publication au Bulletin européen des brevets
' de la mention de la publication du rapport de

recherche européenne ;

aolt 1984 : formulation de la requéte en examen
(présentation écrite et paiement de la taxe
d'examen) ;

aolt 1984 : expiration du d&lai normal de paiement de 1la
taxe 4'examen

septembre 1984 : par télex dlment confirmé le mandataire retire

la demande de brevet européen et demande le

remboursement de la taxe d'examen

mars 1985 le chef de la section des formalités de la DG2

rejette la requéte en vue du remboursement de

la taxe d'examen ;

juillet 1986 la chambre de recours juridique confirme la

décision du chef de la section de formalités
du 4 mars 1985.

droit

A)

le probléme :

a) les prétentions :

1) le chef de la section des formalités (décision du
4 mars 1985) :

la taxe d'examen ne peut &tre remboursée dans la mesure ou

voof oo




la CBE prescrit explicitement et limitativement les cas
‘d'ouverture de remboursement de taxes acquittées, a savoir

Y . * R .
a l'article 77(5)k et aux regles 31(3)* et 67 de la
CBE.

2) le déposant (mémoire de recours du 6 mai 1985) :

- si la décision du chef de la section des formalités est
correcte, 11 ne sera jamals possible de rembourser la
taxe d'examen acquittée en temps utile. Toutefois,
aucune disposition dans la CBE, les Directives et le
réglement relatif aux taxes n'interdit le remboursement
de la taxe lorsgue la demande en remboursement est

présentée avant 1l'expiration du délai en cause

- le remboursement se justifie, dans la mesure ou 1l'examen

proprement dit n'a pas encore commencé

* article 77(5) : Les demandes de brevet européen gui ne parviennent pas

iy

a 1'0Office européen des brevets dans un délai de gquatorze mois a compter
du dépdt ou, si une priorité a &té revendiquée, & compter de la date de
priorité, sont réputées retirées. Les taxes de dépdt, de recherche et de

désignation sont restituées:

*% régle 31(3) : En cas de défaut de paiement dans les délais de la taxe

de revendication afférente & une revendication, le demandeur est réputé

avoir abandonné cette revendication. Toute taxe de revendication

Qe

exigible et acquittée n'est pas remboursée, sauf dans le cas visé

l'article 77, paragraphe 5.

**% rédgle 67 : Le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas

de révision préjudicielle ou loursqu'il est fait droit au recours par la
Chambre de recours, si le remboursement est &quitable en raison d'un
vice substantiel de procédure. Le remboursement ezt ordonné, en cas de
révision préjudicielle, par 1'instance dont la décision a é&té attaquée

et, dans les autres cas, par la chambre de recours.




b)

B) 1la

- les décisions J 06/83 et J 08/83**** ge la chambre de

recours juridique ont admis le remboursement des taxes
d'examen, alors qu'aucune disposition ne le prévoyait

expressément.

- la taxe d'impression du fascicule du brevet européen est
remboursé lorsque la demande de brevet européen est
retirée et qu'il est encore possible 4 la date du
retrait de la demande d'arréter la publication du
fascicule de brevet européen (cf. Directives Partie A
X1, 10. 2.6).

énoncé du probléme :

la taxe d'examen est-elle remboursée lorsque la demande de
brevet européen est retirée avant que ne commence l'examen de

la demande proprement dit ?

solution :

a)

énoncé de la solution :

"Le remboursement des taxes n'est pas un pouvoir
d'appréciation de 1'OEB ; si la taxe acquittée est
remboursée, c'est parce qu'elle n'était pas due ou parce que
le service qu'elle était censée devoir rémunérer n'a pu étre
fourni en raison de quelque empé&chement de nature juridique
ou parce que le remboursement est expressément prévu par la

CBE..." (point 6 des motifs de la décision).

* % k Kk

J 06/83 publiée au J.0. OEB 1985, p. 97
J 08/83 publiée au J.0. OEB 1985, p. 102

e/




III. La décision de la Chambre de recours juridique J 22/86
(Guide de lecture n® 7), a mis fin a la pratique en
vigueur exposée dans les Directives (partie C-VI, 15),
selon laquelle il était possible par la révision préjudi-
cielle (article 109 CBE) d'éviter la perte de droit en cas
de paiement tardif des taxes d'impression et de délivrance
et en cas de production tardive de la traduction des reven-
dications. Dans 1'intérét de la sécurité juridique du deman-
deur & cette phase de la procédure, il a été nécessaire de
modifier la régle 51 CBE.

Le Conseil d'administration de 1l'Organisation européenne
des brevets a modifié par une décision en date du

5 juin 1987 les régles 31 et 51 de la CBE (cf. JO OEB
7/87, p. 276).

La nouvelle régle 51 prévoit une dissociation entre la
notification invitant le demandeur a produire une décla-
ration par laquelle il donne son accord a la version
proposée et la notification l'invitant & produire les
traductions et & acquitter les taxes de délivrance et
d'impression. La dissociation de ces deux notifications
correspond a deux étapes différentes de la procédure de

délivrance.

En ce qui concerne la premiére phase, la régle 51(4) CBE

(nouveau texte) prévoit que la division d'examen invite le
demandeur, dans un délai qu'elle lui impartit, & donner son
accord sur le texte notifié. Ce délai, ne peut &tre supé-
rieur & 4 mois, avec possibilité de prorogation de 2 mois.

L'introduction d'un délai fixé par 1'Office pour la produc-

tion de la déclaration d'accord constitue le point essentiel
des nouvelles dispositions. En cas de non-observation du
délai, celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences de la

Convention (le texte dans lequel la délivrance du brevet est

ce) e
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Sommaire

Si une demande de brevel europsen
est retiree aprés qu'une division
d'examen est devenue compegtente
pour en effectuer l'examen. conformeé-
mem aux articles 16 et 18(1) de la CBE.
mals avarnt que cette division ait effecti-
verment commenceé l'examen, la taxe
d'examen ne peut étre remboursée, &
moins qu'il n'existe un obstacle juridi-
que qui empéche de commencer
l'examen. Ce rembourserment n'est pas
interdit par la CBE, mais aucune dispo-
sition du réglement d'exécution ou du
réglement relatif aux taxes ne le pré-
voit.

Exposé des falts et conclusions

fle 11 février 1983. une demande
de brevet européen revendiguant la
priorite d'une demande nationale japo-

naise en date du 16 fevrier 1882 a ele
deposee au nom de fa requerante sous
le n°833006950. La requéte en exa-
men avait ete presentee sur le formu-
laire imprnme de requéte en delivrance.

Le Bulletin européen des brevets du
28 mars 1984 a mentionné la publica-
tion de fa demande de brevet européen
sous le n°0 086 638. si hien que le
delai de présentation de la requéte en
examen est venu a expiration le
28 septembre 1984, Une seconde
requéte en examen a été regue le
28 zolt 1984. et la taxe d'examen a été
dument acquitiée. Dans le dossier, une
note de la section de dépét en date du
18 septembre 1984  indique qu'une
requéte en examen a été valablement
tormulée.

Il.Dans un télex en date du
18 septembre 1984, ddament confirmé
par une lettre parvenue & I'Office le
24 septembre 1984, le mandataire de la
requerante a déclaré qu'it retirait la
demande de brevet européen. et
demandeé le remboursement de la taxe
d'examen. il a signalé que ce retrait
intervenait avant la date limite fixée
pour le paiement de la taxe d'examen.
et expliqué qu'il avait cru que les avo-
cats en brevets japonais qui lui avaient
demandé d'acquitter la taxe d'examen
peu avant la date d'exigibilité lui
avaient donné des instructions irrévo-
cables. alors qu'en fait ces instructions
avaient ¢té donnees a titre de simple
précaution. en attendant des instruc-
tions définitives.

i e 4mars 1985, le chef de la
Section des formalités de la division
générale 2 a rendu la décision atta-
quée. par laquelle il rejetait la requéte
en remboursement de la taxe d'examen
au motif qu'une taxe étant exigible &
compter du dépdi de la demande
d'execuiion de la prestation de service
assujettie & une taxe (article 4 (1) du
réglement relatil aux taxes). le rem-
boursement n'est’ possible que s'il est
préevu  par une disposition expresse.
comme celies de larticle 77 (5) et des
régles 31 (3) et 67 de la CBE. Le rem-
boursement était également exclu pour
un autre motif. a savoir quune taxe
d'examen ne couvre pas en fait les frais
réels de examen. De plus. il ne pouvait
étre décidé de rembourser la taxe
d'examen, la competence relative a la
demande étant passée de la section de
dépdt 4 1a Division d'examen (cf. rensei-
gnement juridique n° 1779, publié au
JO OEB 2/1979. p. 61).

V. Le 2mai 1985 la requérante a
formé un recours et ddment acquitté la
taxe correspondante. Le mémoire
exposant les motifs du recours a été
recu le 6 mai 1985. En réponse a une
notification que lui avait adressee la
Chambre le 9janvier 1986. la requé-
rante a formulé des observations dans
une lettre en date du 19 février 1686.

V.la requéramte a développé pour
Fessentiel les arguments suivants:

Dans la décision contestée, la Sec-
tion de dépdt avait estimé qu'il n'était
pas possible de rembourser une {axe
d'examen dés lors qu'elle est devenue
exigible, ¢'est-d-dire dés lors quune

requéte en examen a ete presentee.
autrement dit en l'occurrence des e
depot de la demande. Cetait la une
affirmation excessive. etant donne les
dispositions de l'article 94 (2) CBE. qui
permettent a un demandeur de formu-
ler sa requéte en examen et de payer la
taxe d'examen jusqu'a l'expiration
d'un délai de six mois a compter de la
date a laquelie a été mentionnée la
publication du rapport de recherche
européenne. Si la décision contestée
par la requérante avait été rendue a
juste titre. cela signifierait que tout
remboursement de taxe serait exciu
dans le cas ou la requéte en examen a
été formulée lors du depdt de la
demande. Or nulle part. que ce soit
dans la CBE, le réglement d'exécution
ou le réglement relatif aux taxes. il
n'existe de disposition interdisant ce
remboursement. a condition qu'il ait
été demandé avant I'expiration du délai
fixe¢ & I'article 94 (2) de la CBE.

i ressort par ailleurs des Directives
relatives a l'examen (Partie A, chapi-
tre XI. point 10.1) qu'il existe une diffé-
rence entre la date d’exigibilité du paie-
ment et la date du paiement effectif.
Par conséquent. 'OEB peut décider de
rembourser une taxe d'examen si ce
remboursement a été demandé avant
'expiration du délai de six mois. Ce
remboursement est justifie si la
demande est retirée avant que 'examen
n'ait pu commencer. La possibilité
d'obtenir le remboursement de la taxe
d’examen incite les demandeurs & faire
en sorte que I'OEB n'ait pas & effectuer
inutitement un examen.

Dans des décisions précedentes
{(J 08/83 et J 08/83, publiées dans le JO
OEB 4/1985, I'une p. 97, l'autre p. 102),
la Chambre n'avait pas refusé le rem-
boursement de la taxe d'examen. Enfin,
il est prévu dans les Directives (partie A,
chapitre Xl, point 10.2.7) que la taxe
d'impression peut étre remboursée s'il
est encore possible a la date du retrait
de la demande d'arréter la publication
du fascicule de brevet europeen.

Vl.La requérante a conciu a l'annu-
lation de la décision contestée et au
remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions
énonceées aux articles 106, 107 et 108.
ainsi qu'a la régie 64 de la CBE: il est
donc recevable.

2. L'instance qui a rendu la décision
attaquée a estimé avec juste raison
qu'il n'existe nulle part, que ce soit
dans la CBE, le réglement d'exécution
ou le réglement relatif aux taxes, de
dispositions prévoyant expressément
le remboursement de la taxe d'examen
qui a été acquittée alors qu'elle était
exigible. lls ont reconnu néanmoins
que 'OEB accorde en fait le rembour-
sement de 1a taxe dans les cas vises par
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le renseignement juridique n 179, laquelle la Chambre avait estime-que la
publie au JO OEB 2 1979, p. 61. c est-a- possibilite. de. retirer. une demande sert
dire lorsque ta demande de brevet euro- les .interéts. de toutes les parties et
péen est retiree au cours de la procé- constitue. une incitation..a. retirerfes
dure se déroulant devant la section de demandes qui ne sont pas susceptibles
depot. d’aboutir.

6,01 cet ar ;,;,,,ne@ Qew gire
“retenu en I'occurrence. Les considéra-

3. Le renseignement juridique n° 1/79
et les deux décisions.de la.Chambre de
recours Jjuridique ordonnant. le .rem-
boursement de la taxe d'examen (déci-
sions J 06/83 et J 08:83, publiées au JO
OEB 4/1985, l'une p. 97, l'autre p. 102)
se fondent sur un seul et méme principe
de droit, qui veut qu'une taxe d'examen
deéja acquittée doit étre remboursée s'il
existe (en particulier dans la CBE, et, le
cas echéant, dans le PCT) des disposi-
tions qui interdisent a I'OEB de
commencer I'examen quant au fond a
ia date a laquelie la demande est retirée
ou réputée retirée. Tel est incontestable-
ment le cas lorsque la compétence
relative a la demande n'est pas encore
passée a la division d’examen en vertu
des articles 16 et 18 (1) de la CBE. C'est
également le cas lorsque la compétence
relative & la demande est passée a la
division d'examen, mais qu'il subsiste
un autre obstacle de nature juridique.
Dans la décision J 06/83, la Chambre a
estimé qu'a la date du retrait de la
demande, 'OEB n'était pas juridique-
ment en mesure de commencer
'examen, le rapport compiementaire de
recherche européenne, qui est obliga-
toire, n'ayant pas été établi pour la
demande internationale (cf. = Gall,
Minchner Gemeinschaftskommentar,
art. 51, "Reéglement relatif aux ‘taxes”,
points 378 a 392).

tions . dévejoppées..dans. la-.décision
J 08/ ,83 {motits de la décision, point 6)
visaient trés précisément.a mettre en
lumiére les intentions: sous-jacentes
aux dispositions de. l'article 96 (1) de la
CBE. et ne. peuvent étre: invoquees
comme un argument en faveur de la
thése. selon laquelie il existe a cet
égard un pouvoir général d'apprécia-
tion. Le remboursement des taxes ne
reléve jamais d'un pouvoir d'apprécia-
tion, que. I'on considére la CBE, le
réglement d'exécution ou le réglement
relatif aux taxes. Si le remboursement
doit étre accordé, c'est pour des rai-
sons juridiques, soit que la taxe qui a
eté acquittee n'ait jamais été exigible,
soit que le service qu’elle était censée
devoir rémunérer n’ait pu étre fourni en
raison de quelque empéchement de
nature juridique, soit enfin que le rem-
boursement soit expressement prévu
par des dispositions comme celles de
'article 77 (5), des regles 31 (3) et 67
de la CBE ou de larticle 10 (4) du
reglemem relatif aux taxes. Il est pre-
cise dans cet article 10 (4) que la taxe
de recherche doit étre remboursée inte-
gralement si la demande de brevet
européen est retirée ou rejetée ou si
elle est réputée retirée avant que
I'Office n'ait commencé a établir le
rappori de recherche européenne. La
Chambre ne pense pas pouvoir en
conclure que ces dispositions sont
applicables par analogie au rembourse-
ment de la taxe d'examen dans des cas
4.Dans la présente espéce, la Cham- iacr;alogues a celui dont il est question
bre considére que la requéte en exa- '
men a effectivement été présentée et
qu'en septembre 1984, date a laquelle
ta demande a été retirée. il n’existait
aucun obstacie juridique interdisant a

7.Contrairement a ce qu'estime la
requérante, la Chambre ne peut consi-
dérer qu'a la date ou la taxe d’examen
a été acquittée, elle n'était pas exigible,

FOEB de cow&dmmaa%ﬁw&
— | lermes dé la 2* phrase de larticle 24 (2) = CBE n’'étant pas encore venu a expira-

de la CBE. la requéte en examen que la
requérante a présentée sur le formu-
laire de requete en delivrance n'est
considéréee comme formulée qu'apres
le paiement de la taxe d’'examen. en
aout 1984, Par conséguent, le rapport
de recherche européenne ayant déja
eté transmis a la requérante en janvier
1984. il n'y avait pas lieu d'inviter cette
derniére, conformément a  larti- pas.de dispositions prévoyant-le rem-
cle 96 (1) de la CBE. a déclarer si eile boursement, le. demandeur.ne peut-sol-
maintenait sa demande. " liciter le remboursement, méme §'il
désire retirer sa requéie ou sa-demande—
de Drevet europésn.

Le rapporteur de la Chambre avait attiré
I'attention de la requérante sur ce point
dans la notification qu'il lui avait adres-
sée. Dans sa réponse, la requérante
avait fail. valpir.que puisqu'aux termes -
de l'article 94 (2), 2° phrase de.la OBE,
une. requéte en ammﬁﬁ 1 fsldss
paae-

tion. La formulation d'une_requéte en
examen suppose que le demandeur
acquitte une taxe de sa propre initia-
tive, comme c'est le cas pour les autres
requétes, qu'il s'agisse par exemple de
restitutio in integrum ou de recours. La
requéte n'est réputée formulée qu'une
fois que la taxe a été acquittée, et une
fois le paiement effectue. s'il n'existe

5. Nulle part. gque ce soit dans la
Convention, le réglement d'exécution
ou le reglement relatit aux taxes, il
n'existe de disposition interdisant
expressément l¢ remboursement de 1a
taxe  d'examen..  La..requérante-.en
conclut  que I'OEBR . peut decider

~_d'examen, et 'examen n'ayant pu.par
o conseqygm r‘ommpnrer

OCCUTT ' la demande ayant ete reti-

rée 0 pi
rée juste apres le paiement de la taxe ment de la taxe, cetie taxe n'est jamais

exrg;bl§ au sens ou !erziend lamc!e 4.
d , 5

ffffffff Ele -fait référence rentre

pees . dans. la. décision J-UB/B3 dans

- GU CQm
propos aux consideérations deve‘op« du GPP‘“ fe 1o demande d'exécution de

L recours foimé Contre” la  décision

laxe). et:de ce fait cet article 4 doit étre
considére ~.comme * inapplicable en
'occurrence;’la véritable date d'exigibi-
lité étant cetle qui-découle de 'applica-
tion de {'article 94 (2) de ta CBE. La
Chambre “tne- saurait ;:admettre-’ cette
argumentation; Jkn¥y.a.pas.d'incompati-
“biliteentredanicle dduréglement reia-
tit aux taxes et l'article 94 (2) de la CBE,
puisque ‘ia taxe est exigible dés lors que
la requéte a effectivement été formulée
et que l'aricle 94 (2), 2¢ phrase de la
CBE a pour effet en realité d’empécher
Iexamen de la requéte tant que la taxe
n‘a pas été acquittée. Si la taxe n'a pas
été acquittée a 'expiration du délai fixe
par l'article 84 (2), 1™ phrase de Ila
CBE. ou a F'expiration du délai supplé-
mentaire prévu par la regle 85ter de la
CBE, la requéte ne peut en aucun cas
étre examinée.

8.La requérante a fait valoir par
ailleurs que les Directives (partie A,
chapitre X1, point 10.2.7) prévoient que
la taxe d'impression est remboursée
lorsque la demande de brevet européen
est retirée et qu'il est encore possible a
la date de ce retrait d'arréter la publica-
tion du fascicule de brevet européen.
Elles prévoient également que la taxe
de delivrance est remboursée lorsque
la demande est retirée avant la signiti-
cation de la décision de délivrance
(loc. cit., point 10.2.6). Il n'est pas justi-
fié toutefois d'appliquer par analogie
ces dispositions a la présente espéce.

9. Pour les motifs qui viennent d'étre
exposes, il convient de rejeter le recours
et de confirmer le bien fonde de la
deécision contestée par la requérante. il
y a lieu toutefois de faire observer que
les auteurs de ladite decision ont tort
lorsqu'ils affirment que le rembourse-
ment était également exciu pour un
autre motif, & savoir quune taxe
d'examen ne couvre pas en fait les frais
de l'examen. |l existe toutes sortes de
L1 —
couvre pas les frais de la fourniture du
service correspondant peut néanmoins
étre remboursée en vertu des disposi-
tions de la CBE: la régle 67 de ia CBE
(remboursement de la taxe de recours)
en est un bon exemple.

10. Dans la présente espece, les
conditions requises par la regle 67 de
la CBE ne sont pas reunies: la Chambre
n‘entend pas faire droit au recours, et il
n'a éié constaté aucun vice substantie!
de procédure. La requéte en rembour-
sement de la taxe de recours doit par ___

consequent &ire rejetée.

Dispositif

Par ces motils, il st statué comme
suit:

du chef de la Section des formalités de
la direction générale 2. en date du

la prestation de-service assujetiis §une

4 mars 1988 esl e:eip .




